g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 22 marca 2012 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i nabycie — Wczesniejszy znak towarowy —
Sposoby dokonywania zgloszenia — Zgloszenie droga elektroniczng — Srodek pozwalajacy na
precyzyjne ustalenie daty, godziny i minuty dokonania zgloszenia

W sprawie C-190/10

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) postanowieniem z dnia 24 lutego
2010 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 16 kwietnia 2010 r., w postepowaniu:

Génesis Seguros Generales Sociedad Andnima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

przeciwko

Boys Toys SA,

Administracion del Estado,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, E. Levits (sprawozdawca), J.J. Kasel i M. Berger,
sedziowie,

rzecznik generalny: N. Jadskinen,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Génesis Seguros Generales Sociedad Anénima de Seguros y Reaseguros (Génesis) przez
D. Garayaldego Ninia oraz A.L. Alpere Plazasa, abogadas, oraz przez V. Venturiniego Medine,
procurador,

— w imieniu rzadu hiszpanskiego przez B. Plaze Cruz, dziatajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu greckiego przez K. Georgiadisa oraz przez Z. Chatzipavlou oraz G. Alexaki,
dzialajace w charakterze pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajagca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Gippiniego Fourniera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 27 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu pomiedzy Génesis Seguros Generales Sociedad Anénima
de Seguros y Reaseguros (zwanej dalej ,Génesis”), a, po pierwsze, Boys Toys SA (zwang dalej ,Boys
Toys”), bedaca nastepca prawnym Pool Angel Tomas SL, oraz, po drugie, Administracién del Estado,
w przedmiocie odrzucenia przez Oficina Espaiola de Patentes y Marcas (hiszpanski urzad ds. patentéw
i znakéw towarowych, zwany dalej ,OEPM”) sprzeciwu wniesionego przez Génesis wobec rejestracji
hiszpanskiego krajowego znaku towarowego Rizo’s.

Ramy prawne

Prawo Unii

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1)
zostala uchylona przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25). Jednakze biorgc pod uwage
daty okolicznosci stanu faktycznego w sprawie zawislej przed sadem krajowym, zastosowanie do
postepowania przed sadem krajowym ma nadal pierwsza dyrektywa 89/104.

Zgodnie z brzmieniem art. 4 tej dyrektywy, zatytulowanego ,Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji dotyczace kolizji z prawami wcze$niejszymi”:

»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany znak, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych
wnioskuje si¢ o rejestracje, sa identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych wcze$niejszy znak
towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identyczno$ci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego
oraz identyczno$ci z towarami lub ustugami objetymi znakiem towarowym lub podobienstwa do
nich, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje
prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.
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2. W rozumieniu ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéow, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego,
bioragc pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych
znakéw towarowych:

i)  znaki towarowe Wspdlnoty;
[...]
[...]

¢) wnioski o rejestracje znakdéw towarowych, okreslonych w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

[...]".

Rozporzadzenie nr 40/94 zostalo uchylone przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszlo
w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakze, biorac pod uwage date okolicznosci stanu faktycznego
w sprawie zawistej przed sadem krajowym, zastosowanie do postepowania przed sadem krajowym ma to
pierwsze rozporzadzenie, w brzmieniu zmienionym przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia
27 pazdziernika 2003 r. (Dz.U. 296, s. 1, zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94 ze zmianami”).

Artykul 8 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy
rejestracji”’, stanowit w ust. 1 i 2:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych
wnioskuje si¢ o rejestracje, sa identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony;

b) z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego,
biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych
znakéw towarowych:

i)  wspdlnotowe znaki towarowe;

[...]

b) zgloszenia znakéw towarowych okreslone w lit. a), z zastrzezeniem ich rejestracji;

[...]".
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Artykul 14 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, zatytulowany ,Uzupelniajace stosowanie prawa
krajowego odnoszacego sie do naruszenia”, przewidywal w ust. 1, ze skutki wspélnotowego znaku
towarowego podlegaja wylacznie przepisom niniejszego rozporzadzenia. W innych przypadkach
naruszenie wspdlnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu si¢ do
naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytulu X rozporzadzenia nr 40/94.

Artykutl 26 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami przewidywal warunki, jakie musza spelnia¢
zgloszenia, stanowiac:

»1. Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zawiera:

a) wniosek o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego;

b) informacje identyfikujace zglaszajacego;

c¢) wykaz towardw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje sie o rejestracje;
d) przedstawienie znaku towarowego.

2. Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego wymaga uiszczenia oplaty oraz, w odpowiednim
przypadku, podlega jednej lub kilku optatom w zaleznosci od ilosci klas.

3. Zgloszenie  wspdlnotowego znaku towarowego musi spelnia¢ warunki ustanowione
w rozporzadzeniu wykonawczym okreslonym w art. 157”.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, zatytulowanego ,Data zgloszenia™

»Za date dokonania zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego przyjmuje sie dzien, w ktérym
zglaszajacy skltada w Urzedzie [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)] dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 26 ust. 1 lub, jezeli zgloszenie
jest dokonywane w centralnym urzedzie zajmujacym sie ochrona wlasnosci przemystowej w panstwie
cztonkowskim lub w Urzedzie Znakéw Towarowych Krajow Beneluksu, dziert dokonania zgloszenia
w tym urzedzie, pod warunkiem uiszczenia oplaty za zgloszenie w terminie jednego miesiaca od daty
zlozenia wymienionych dokumentéw”.

Artykut 32 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, zatytulowany ,Réwnowaznos$¢ zgloszenia
wspdlnotowego i krajowego”, stanowil, ze ,zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego, ktéremu
nadano date zgloszenia, jest réwnowazne w panstwach czlonkowskich z prawidlowym zgloszeniem
krajowym, w odpowiednim przypadku z pierwszenstwem zastrzeganym dla zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego”.

Artykut 97 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, zatytulowany ,Prawo wiasciwe”, stanowil:

»1. Sady w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.
2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszace sie do tego samego rodzaju powddztwa jak

w przypadku krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma swoja
siedzibe”.
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Zgodnie z zasada 5 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1),
zatytulowana ,Dokonywanie zgloszenia™

»1. [OHIM] opatruje dokumenty, z ktérych sklada sie zgloszenie, datg jego otrzymania oraz numerem
akt. Wydaje on niezwlocznie zglaszajacemu pokwitowanie, na ktérym wskazane sa co najmniej:
numer akt, przedstawienie, opis lub inne okreslenie znaku, charakter i liczba dokumentéw oraz
data ich otrzymania.

2. Jezeli zgloszenia dokonuje sie¢ w centralnym urzedzie zajmujacym sie ochrona wlasnosci
przemystowej panstwa czlonkowskiego lub w Urzedzie Znakéw Towarowych Krajéw Beneluksu
zgodnie z art. 25 rozporzadzenia, urzad, w ktérym dokonano zgloszenia, numeruje wszystkie
strony cyframi arabskimi. Urzad, w ktérym dokonano zgloszenia, przed przekazaniem oznacza
dokumenty, z ktérych sklada sie zgloszenie, data ich otrzymania oraz liczba stron. Urzad,
w ktérym dokonano zgloszenia, wydaje niezwlocznie zglaszajacemu pokwitowanie, wskazujace co
najmniej charakter dokumentéw i ich liczbe oraz date ich otrzymania.

3. Jezeli [OHIM] otrzymuje zgloszenie za po$rednictwem centralnego urzedu zajmujacego sie
ochrona wlasnoséci przemystowej panstwa czlonkowskiego lub Urzedu Znakéw Towarowych
Krajéw Beneluksu, opatruje on zgloszenie data jego otrzymania oraz numerem akt i zgodnie
z ust. 1 zdanie drugie wydaje niezwlocznie zglaszajacemu pokwitowanie wskazujace date
otrzymania zgloszenia przez [OHIM]”.

Prawo krajowe
Artykul 6 ust. 2 lit. a) i ¢) de 7 ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia

7 grudnia 2001 r. (zwanej dalej ,ustawa 17/2001”, BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579)
definiuje to, co nalezy rozumie¢ przez wcze$niejsze znaki towarowe, w sposéb nastepujacy:

n[“‘]

a) zarejestrowane znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w przypadku, ktérych data zgloszenia lub
data pierwszenstwa zgloszenia jest wczesniejsza od daty podlegajacej badaniu:

i)  hiszpanskie znaki towarowe;

ii) znaki towarowe bedace przedmiotem miedzynarodowej rejestracji, wywolujace skutki
w Hiszpanii;

iii) wspolnotowe znaki towarowe;

c¢) wnioski o rejestracje znakéw towarowych, o ktérych mowa w lit. a) i b), pod warunkiem ich
rejestracji;

Artykul 11 ustawy 17/2001, zatytulowany ,Dokonanie zgloszenia”, stanowi w ust. 6:
»Z chwila otrzymania zgloszenia wlasciwy organ nada mu numer wniosku i stwierdzi dzien, godzine

i minute otrzymania zgloszenia, w formie, ktéra zostanie odpowiednio ustalona w przepisach
wykonawczych”.

ECLILEU:C:2012:157 5



15

16

17

18

19

20

21

WYROK Z DNIA 22.3.2012 R. — SPRAWA C-190/10
GENESIS

Artykul 13 ustawy 17/2001 stanowi:

»1. Za date dokonania zgloszenia przyjmuje sie¢ dzien, w ktérym wtlasciwy organ, zgodnie z trescia
art. 11, otrzyma dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 12 ust. 1.

2. Za date dokonania zgloszenia zlozonego w urzedzie pocztowym uznaje sie date, w ktérej wskazany
urzad pocztowy otrzymal dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 12 ust. 1, pod warunkiem
iz zostana one przedstawione w otwartej kopercie, nadane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i beda skierowane do organu wlasciwego do otrzymania zgloszenia. Urzad pocztowy stwierdzi
dzien,, godzine i minute przedstawienia tych dokumentéw.

3. Jezeli ktérykolwiek z organdéw lub ktérakolwiek z jednostek administracyjnych, o ktérych mowa
w ustepach poprzedzajacych, nie stwierdza w momencie otrzymania zgloszenia, o ktérej godzinie
zostalo one przedstawione, przyjmuje sie, iz zostalo ono dokonane w ostatniej godzinie danego dnia.
Jezeli w momencie otrzymania zgloszenia nie zostanie stwierdzona minuta, w jakiej zostalo dokonane
zgloszenie, przyjmuje sie, ze zgloszenie zostalo dokonane w ostatniej minucie danej godziny. Jezeli nie
zostala stwierdzona ani godzina, ani minuta dokonania zgloszenia, przyjmuje sie, ze zostalo ono
dokonane w ostatniej godzinie i ostatniej minucie danego dnia”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze w dniu 12 grudnia 2003 r., rano, odpowiednio o godzinie
11.52 i o godzinie 12.13, Génesis dokonala w OHIM zgloszenia, w formie elektronicznej, dwéch
wspdlnotowych znakéw towarowych: stownego znaku towarowego Rizo dla towaréw z klas 16, 28, 35
i 36 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami oraz stownego znaku towarowego Rizo, El
Erizo dla towaréw z klas 16, 35 i 36 tego porozumienia.

Z postanowienia odsylajacego wynika réwniez, ze tego samego dnia, lecz o godzinie 17.45, Pool Angel
Tomads SL dokonata w OEPM zgloszenia slownego znaku towarowego Rizo’s dla towaréw z klasy 28
tego porozumienia.

Génesis wniosla sprzeciw wobec wniosku o rejestracje krajowego znaku towarowego Rizo’s, powolujac
sie na pierwszenstwo wspélnotowych znakéw towarowych Rizo i El Erizo.

Po tym, jak decyzja z dnia 9 grudnia 2004 r. OEPM oddalita sprzeciw, Génesis wniosta odwotanie od
wskazanej powyzej decyzji OEPM, wnoszac, by OEPM potwierdzil pierwszenstwo wspdlnotowych
znakéw towarowych zarejestrowanych na jej rzecz, wskazujac, ze zgloszenie wspélnotowych znakéw
towarowych zostalo dokonane w formie elektronicznej w dniu 12 grudnia 2003 r., oraz ze te wtasnie
date nalezy bra¢ pod uwage dla celé6w oceny pierwszenstwa.

Decyzja z dnia 29 czerwca 2005 r. OEPM oddalil odwotanie jako bezzasadne. OEPM uznal ponownie,
ze zgodnie z art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 za date dokonania zgloszenia wspélnotowych znakéw
towarowych nalezalo uznaé dzien 7 stycznia 2004 r., bedacy data faktycznego przedstawienia
dokumentacji i ze data ta byla pdzniejsza od daty dokonania zgloszenia hiszpanskiego znaku
towarowego Rizo’s.

Rozpatrujacy skarge wniesiona przez Génesis na te ostatnig decyzje Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, izba sadowo-administracyjna, wydzial drugi, potwierdzil wyrokiem z dnia 7 lutego 2008 r.
prawidlowo$¢ dokonania rejestracji zgloszonego hiszpanskiego znaku towarowego Rizo’s. Sad ten
uznal, zZe data dokonania zgloszenia wspdélnotowych znakéw towarowych podnoszonych w sprzeciwie
byla data faktycznego przedstawienia dokumentacji, nie za$ dzienn 12 grudnia 2003 r., ktéry byl data
dokonania zgloszenia w formie elektronicznej.
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Génesis zlozyta od tego wyroku srodek odwotawczy do sadu, ktéry wystapil z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W swoim odwotaniu Génesis kwestionuje, po pierwsze, dokonana
przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid wykladnie odnoszaca sie do daty dokonania zgloszenia
wspoélnotowych znakéw towarowych i wskazuje, ze prawidlowa wykladnia art. 26 i 27 rozporzadzenia
nr 40/94 powinna prowadzi¢ do przyjecia za date dokonania zgloszenia tych znakéw dnia, w ktérym
zgloszenia zostaly OHIM przekazane i przez niego otrzymane, czyli dnia 12 grudnia 2003 r. Po drugie
za$, Génesis uwaza, ze nie uznajac pierwszenstwa wspdlnotowych znakéw towarowych Rizo i El Erizo,
Tribunal Superior de Justicia de Madrid naruszyt art. 6 ust. 2 lit. a) i ¢) ustawy 17/2001.

W tych okolicznosciach Tribunal Supremo postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy wykladni art. 27 [rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami] nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze dla
celéw ustalenia pierwszenstwa czasowego wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
krajowego znaku towarowego zgloszonego w tym samym dniu mozliwe jest uwzglednienie nie tylko
dnia, lecz réwniez godziny i minuty dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego do
OHIM (o ile informacja ta jest odnotowana), gdy krajowe przepisy regulujace rejestracje krajowego
znaku towarowego uznaja godzine zgloszenia za istotna?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Nalezy zauwazy¢, iz pytanie przedstawione przez sad krajowy jest oparte na zalozeniu, Ze zgloszenia
wspolnotowych znakéw towarowych i krajowego znaku towarowego zostaly dokonane tego samego dnia.

Tymczasem, nawet jesli z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze OEPM, jak
réwniez sad orzekajacy w przedmiocie skargi uznaly, ze data dokonania zgloszenia wspdlnotowych znakéw
towarowych byla pézniejsza od daty dokonania zgloszenia krajowego znaku towarowego, okoliczno$¢ ta nie
ma jednakowoz wplywu na dopuszczalno$¢ wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pytania dotyczace wykladni prawa wspélnotowego, z ktérymi
zwrécit sie sad krajowy w ramach stanu prawnego i faktycznego, za ktérego ustalenie jest on
odpowiedzialny i ktérego prawidlowos¢ nie podlega ocenie przez Trybunal, korzystaja bowiem
z domniemania znaczenia dla sprawy (wyroki: z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie C-300/01 Salzmann,
Rec. s. 1-4899, pkt 29, 31; z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawach potaczonych od C-222/05 do C-225/05
van der Weerd Weerd in., Zb. Orz. s. [-4233, pkt 22; a takze z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
C-210/06 Cartesio, Zb. Orz. s. I-9641, pkt 67). Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, o ktére wnioskowal sad krajowy, jest mozliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze
wyktadnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwiazku ze stanem faktycznym lub
przedmiotem sporu przed sadem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej, badz gdy Trybunat
nie dysponuje danymi na temat stanu faktycznego albo prawnego, ktére sa konieczne do udzielenia
uzytecznej odpowiedzi na pytania, jakie zostaly mu przedstawione (ww. wyrok w sprawie Cartesio,
pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jako ze Génesis zakwestionowala, zaréwno przed sadem pierwszej instancji, jak i przed sadem
odsylajacym, teze, jakoby data dokonania zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych byla
pdzniejsza od daty zlozenia wniosku o rejestracje krajowego znaku towarowego, pytanie to stanowi
element przedmiotu sporu przed tym ostatnim sadem. W konsekwencji nie okazuje sig, przynajmniej
nie w oczywisty sposéb, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwiazku ze
stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sadem krajowym lub ze dotyczy problemu natury
hipotetyczne;j.
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Na pytanie prejudycjalne nalezy zatem udzieli¢ odpowiedzi.

Co do istoty

Za pomoca przedstawionego pytania sad krajowy pragnie w istocie ustali¢, czy art. 27 rozporzadzenia
nr 40/94 ze zmianami nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze dla celéw ustalenia pierwszenstwa
czasowego wspodlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do krajowego znaku towarowego,
zgloszonego w tym samym dniu, umozliwia on uwzglednienie nie tylko dnia, lecz réwniez godziny
i minuty dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego do OHIM, gdy krajowe przepisy
regulujace rejestracje krajowego znaku towarowego uznaja godzine i minute zgloszenia za istotne.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze ochrona znakéw towarowych w Unii Europejskiej
charakteryzuje sie wspélistnieniem kilku systeméw ochrony.

Po pierwsze, dyrektywa 89/104, zgodnie z jej motywem pierwszym, ma na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, tak aby zniwelowac istniejace réznice,
ktére moga przeszkadza¢ w swobodnym przeptywie towaréw i swobodzie §wiadczenia ustug oraz moga
zakléca¢ konkurencje w ramach wspdlnego rynku.

O ile, zgodnie z motywem trzecim dyrektywy 89/104, prawda jest, ze ,w chwili obecnej nie wydaje sie
konieczne podejmowanie procesu zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich w zakresie znakéw
towarowych w pelnym zakresie”, o tyle jednak omawiana dyrektywa przewiduje harmonizacje
kluczowych w tej dziedzinie przepisow prawa materialnego, a mianowicie, zgodnie z tym samym
motywem, przepiséw prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja na
funkcjonowanie rynku wewnetrznego, natomiast cytowany motyw nie wyklucza pelnej harmonizacji
w zakresie tych przepiséw (wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International
Schmied, Rec. s. 1-4799, pkt 23; z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439,
pkt 27; z dnia 22 wrze$nia 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, Zb. Orz. s. 1-8701,
pkt 30).

Niemniej jednak motyw piaty dyrektywy precyzuje w szczegdlnosci, ze ,panstwom czlonkowskim
pozostawia si¢ swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych rejestracji znakéw
towarowych, wygasniecia i niewazno$ci znakéw towarowych nabytych przez rejestracje; moga one, na
przyklad, okresla¢ forme rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie uniewaznienia,
decydowaé o tym, czy prawa wcze$niejsze powinny by¢ powolywane w procedurze rejestracji albo
w procedurze w sprawie uniewaznienia, badz w obu procedurach, oraz — jezeli dopuszczaja one
powolywanie praw wcze$niejszych w procedurze rejestracji — moga stosowaé procedure wnoszenia

»

sprzeciwu lub procedure badania z urzedu, badz oba rodzaje procedur [...]".

Nalezy jednakze stwierdzi¢, ze dyrektywa 89/104 nie zawiera przepiséw dotyczacych sposobéw
dokonywania zgloszenia, czy okreslania daty dokonania zgloszenia krajowych znakéw towarowych.
Panstwa czlonkowskie zachowuja swobode okreslania w tej dziedzinie przepisow wtasciwych dla ich
systemu prawnego, ktére, w konsekwencji, moga rézni¢ si¢ miedzy panstwami czlonkowskimi.

Po drugie, celem rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, co wynika z jego motywu drugiego, jest
ustanowienie wspdlnotowego systemu znakéw towarowych, ktére beda sie cieszy¢ jednolita ochrona
i wywolywac¢ jednakowe skutki na calym terytorium Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia
2011 r. w sprawie C-235/09 DHL Express France, Zb. Orz. s. I-2801, pkt 41).

Ten wspdlnotowy system znakéw towarowych jest systemem autonomicznym, zlozonym ze zbioru
norm i zmierzajagcym do osiagniecia szczegélnych dla niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne
od wszelkich systeméw krajowych (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 25 pazdziernika 2007 r.
w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. 1-9375, pkt 65; z dnia 16 lipca 2009 r.
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w sprawach pofaczonych C-202/08 P i C-208/08 P American Clothing Associates przeciwko OHIM
i OHIM przeciwko American Clothing Associates, Zb. Orz. s. 1-6933, pkt 58; z dnia 30 wrze$nia
2010 r. w sprawie C-479/09 P Evets przeciwko OHIM, pkt 49).

Jako system autonomiczny i niezalezny od systemdéw krajowych wspdlnotowy system znakéw
towarowych posiada swoje wlasne zasady dotyczace sposobéw dokonywania zgloszenia wspélnotowych
znakéw towarowych, zawarte w rozporzadzeniu nr 40/94 ze zmianami i w rozporzadzeniu nr 2868/95.
W szczegblnosci art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami zawiera specyficzny przepis dotyczacy
daty zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, nie wplywajac w tej kwestii na odestanie do
przepiséw prawa krajowego.

W tej sytuacji, w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie, nalezy w pierwszej kolejnosci
okresli¢, czy pojecie ,daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego”, zawarte w art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze implikuje ono
uwzglednianie nie tylko dnia, lecz réwniez godziny i minuty dokonania tego zgloszenia.

W drugiej kolejnosci, jezeli pojecie ,daty zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego” w rozumieniu
art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, ze nie implikuje ono
uwzgledniania godziny i minuty dokonania tego zgloszenia, nalezaloby zweryfikowa¢, czy prawo Unii
stoi na przeszkodzie temu, aby elementy te byly jednakowoz brane pod uwage przez prawo krajowe
dla celéw ustalenia pierwszenstwa czasowego wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
krajowego znaku towarowego, zgloszonego w tym samym dniu, gdy krajowe przepisy regulujace
rejestracje tego ostatniego znaku towarowego uznaja godzine i minute zgloszenia za istotne.

W przedmiocie sensu i zakresu znaczeniowego pojecia ,daty zgloszenia”, wystepujacego w art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze zaréwno wzgledy jednolitego stosowania prawa Unii, jak
i zasada réwnosci, wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera wyraznego
odestania do prawa panstw czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu, nalezy zwykle
nada¢ w calej Unii autonomiczng i jednolita wykladnie, ktéra nalezy ustali¢, uwzgledniajac kontekst
przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie
327/82 Ekro, Rec. s. 107, pkt 11; z dnia 19 wrze$nia 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. [-6917,
pkt 43; z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb. Orz. s. I-10055, pkt 32; ww.
wyrok w sprawie Budéjovicky Budvar, pkt 29).

Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ustalenie znaczenia i zakresu poje¢, ktérych definicji
prawo Unii nie zawiera, powinno by¢ dokonywane zgodnie z ich zwyczajowym znaczeniem w jezyku
potocznym, przy jednoczesnym uwzglednieniu kontekstu, w ktérym s3 one uzyte, i celéw
uregulowania, ktérego sa czescia (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie
C-336/03 easyCar, Zb. Orz. s. 1-1947, pkt 21; z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07
Wallentin-Hermann, Zb. Orz. s. 1-11061, pkt 17; z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-151/09
UGT-ESP, Zb. Orz. s. I-7587, pkt 39; ww. wyrok w sprawie Budéjovicky Budvar, pkt 39).

W konicu potrzeba jednolitej wykladni réznych wersji jezykowych przepisu prawa Unii wymaga
réwniez, by w sytuacji wystapienia rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi wersjami jezykowymi tego
przepisu rozpatrywany przepis interpretowac poprzez odwotanie sie do jego celu i ogdlnej systematyki
regulacji, ktérej czes¢ stanowi (wyroki: z dnia 24 pazdziernika 1996 r. w sprawie C-72/95 Kraaijeveld
i in., Rec. s. [-5403, pkt 28; z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-63/06 Profisa, Zb. Orz. s. 1-3239,
pkt 14; z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-585/10 Moller, Zb. Orz. s. I-13407, pkt 26).

Jednakze z badania poréwnawczego réznych wersji jezykowych art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze
zmianami wynika, ze wykazuje on pewne rozbieznosci.
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I tak wersje jezykowe czeska, niemiecka, wegierska, sfowacka, firiska i szwedzka tego artykulu odnosza
sie, tak w tytule tego artykuluy, jak i w jego tekscie, do dnia zgloszenia (,Den podani”, ,Anmeldetag”, ,A
bejelentés napja”, ,Den podania”, ,Hakemispdivd”, ,,Ansokningsdag”), podczas gdy wersje jezykowe
litewska i polska tego samego artykulu precyzuja, ze data zgloszenia (,Padavimo data”, ,Data
zgloszenia”) odpowiada dniowi (,diena”, ,dzien”), w ktérym dokonano zgloszenia.

Tymczasem inne wersje jezykowe uzywaja jedynie wyrazenia ,data zgloszenia” wspélnotowego znaku
towarowego.

Niemniej jednak nalezy zrelatywizowac rozbieznosci istniejace pomiedzy wersjami jezykowymi w tym
sensie, ze zgodnie ze zdrowym rozsadkiem termin ,data” okresla ogdlnie dzien miesiaca, miesiac i rok,
kiedy przyjety zostal akt lub kiedy zaszlo zdarzenie. Tym samym wskazanie dnia, w ktérym akt zostal
przyjety lub w ktérym zaszlo zdarzenie, implikuje, zgodnie ze zdrowym rozsadkiem, konieczno$¢
wskazania réwniez miesigca i roku.

Jednakze obowigzek wskazania daty badz dnia nie implikuje, zgodnie ze zdrowym rozsadkiem,
obowiazku wskazania godziny, a tym bardziej minuty. W zwiazku z tym, wobec braku wyraznego
odwolania w art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami do godziny i minuty dokonania zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, okazuje sig, Ze wskazania te nie zostaly uznane przez prawodawce
wspdlnotowego jako konieczne do okreslenia daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego
i w konsekwencji jego pierwszenstwa wzgledem innego znaku towarowego.

Taka wykladnia wynika réwniez z kontekstu, w ktéry wpisuje sie art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze
zmianami. W szczegdlnosci zasada 5 rozporzadzenia nr 2868/95, ktéra precyzuje formalnosci, jakich
musi dochowa¢ OHIM, centralny urzad zajmujacy sie ochrona wlasnosci przemyslowej panstwa
czlonkowskiego czy Urzad Znakéw Towarowych Krajow Beneluksu, gdy dokonane zostanie zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego, ustanawia jedynie obowiazek wskazania na zgloszeniu daty
otrzymania zgloszenia, a nie godziny i minuty.

Nalezy jednakowoz wziag¢ pod uwage, ze jesli prawodawca wspdlnotowy bylby uznal, ze godzina
i minuta dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego powinny by¢ uwzgledniane jako
konstytutywne elementy ,daty zgloszenia” w rozumieniu art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami,
takie doprecyzowanie powinno bylto zosta¢ zawarte w rozporzadzeniu nr 2868/95.

W tym kontekscie okoliczno$¢, iz, w mysl wskazéwek figurujacych na stronie OHIM, data zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego to ta, kiedy dokumenty, o ktérych mowa w art. 26 rozporzadzenia
nr 40/94 ze zmianami, wplynely do OHIM, zgodnie z czasem $rodkowoeuropejskim (GMT + 1), nie
pozwala jednakze na doj$cie do wniosku, ze godzina i minuta zlozenia odno$nego wniosku sg istotne
dla celéw okreslenia pierwszenstwa znaku towarowego. Jak podnosi rzecznik generalny w pkt 61 swojej
opinii, takie wskazanie obowigzujacego czasu stuzy jedynie do okreslenia daty dokonania zgloszenia
w OHIM.

Podnoszona przez Génesis okoliczno$¢, iz w przypadku dokonania zgloszenn wspdlnotowego znaku
towarowego droga elektroniczng OHIM poswiadcza de facto date i godzine dokonania tych zgloszen,
jest rowniez pozbawiona znaczenia.

Co prawda zgodnie z art. 10 ust. 2 decyzji nr EX-11-03 prezesa Urzedu z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie komunikacji droga elektroniczna przez Urzad i z Urzedem (,Podstawowa decyzja w sprawie
komunikacji droga elektroniczng”) komunikacja droga elektroniczna potwierdzajaca otrzymanie zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego, ktére zostalo réwniez dokonane droga elektroniczng, jest wysytana do
nadawcy i wskazuje date i godzine otrzymania tego zgloszenia. Z tego samego art. 10 ust. 2 wynika
jednakze, ze komunikacja potwierdzajaca otrzymanie tego zgloszenia zawiera wzmianke, w my$l ktdrej
data otrzymania zgloszenia bedzie uwazana za date dokonania zgloszenia z zastrzezeniem uiszczenia oplaty
za zgloszenie w terminie; nie odwoluje sie ona przy tym do godziny otrzymania zgloszenia.
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W kazdym razie, biorac pod uwage, ze zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego moze zosta¢ dokonane, stosownie do wyboru
zglaszajacego, w OHIM, w centralnym urzedzie zajmujacym sie ochrona wlasnosci przemystowej
panstwa czlonkowskiego lub w Urzedzie Znakéw Towarowych Krajow Beneluksu, jezeli nalezaloby
uwzgledni¢ godzine i minute dokonania zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego, obowiazek ten
powinien wynika¢ wyraznie z ogélnych przepiséw wykonawczych a nie z decyzji prezesa OHIM
dotyczacej dokonywania zgloszen wspdlnotowych znakéw towarowych droga elektroniczng.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze pojecie ,daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego”,
zawarte w art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami, implikuje uwzglednienie dnia kalendarzowego
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, lecz nie godziny i minuty tego zgloszenia.

W przedmiocie uwzgledniania godziny i minuty dokonania zgloszenia zgodnie z prawem krajowym

Przyjmujac powyzsze rozstrzygniecie za punkt wyjscia, nalezy zbada¢, czy prawo Unii stoi na
przeszkodzie temu, aby godzina i minuta dokonania zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego byly
jednakowoz brane pod uwage przez prawo krajowe dla celéw ustalenia pierwszenstwa czasowego
wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do krajowego znaku towarowego, zgloszonego
w tym samym dniu, gdy krajowe przepisy regulujace rejestracje tego ostatniego znaku towarowego
uznaja godzine i minute zgloszenia za istotne.

W kwestii tej wystarczy przypomnieé, co zostalo juz zaznaczone w pkt 37 niniejszego wyroku, ze jako
system autonomiczny wspdlnotowy system znakéw towarowych posiada swoje wlasne zasady dotyczace
sposobow zglaszania wspdlnotowych znakéw towarowych, nie wplywajac w tej kwestii na odestanie do
przepisow prawa krajowego.

W konsekwencji data dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego moze by¢ okreslona
wylacznie przez przepisy prawa Unii, a rozwigzania przyjete w prawie panstwa czlonkowskiego nie
maja na te kwestie zadnego wplywu.

Po pierwsze, jak podniést rzecznik generalny w pkt 63 swojej opinii, z facznej lektury art. 14 i 97
rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami wynika bowiem, ze mozliwo$¢ stosowania prawa krajowego jest
ograniczona do kwestii wykraczajacych poza zakres stosowania rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami.

Po drugie, przyznanie — w sytuacji takiej jak w postepowaniu przed sadem krajowym, gdy wspdlnotowy
znak towarowy jest powolywany na potrzeby sprzeciwu wobec rejestracji krajowego znaku towarowego
— ze data zgloszenia tego wspdlnotowego znaku towarowego jest okreslana przy uwzglednieniu
przepiséw prawa krajowego, sprowadzaloby sie do zakwestionowania jednolitego charakteru ochrony
wspoélnotowego znaku towarowego. Jak zostalo bowiem przypomniane w pkt 34 niniejszego wyroku:
w zakresie, w jakim panstwa czlonkowskie zachowuja swobode okreslania warunkéw dokonywania
zgloszenia krajowych znakéw towarowych, istnialoby ryzyko, iz zakres ochrony, z ktérej korzysta
wspoélnotowy znak towarowy, moze réznic¢ sie miedzy panstwami cztonkowskimi.

Whniosku, zgodnie z ktérym data dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego moze by¢
okreslona wylacznie przez przepisy prawa Unii, nie podwaza art. 32 rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami,
zgodnie z ktérym zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego, ktéremu nadano date zgloszenia, jest
réwnowazne w panstwach czlonkowskich z prawidlowym zgloszeniem krajowym, w odpowiednim
przypadku z pierwszenstwem zastrzeganym dla zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.

Jak podniést rzecznik generalny w pkt 65 swojej opinii, przepis ten nie zmienia bowiem wspélnotowego
pojecia ,daty zgloszenia” ani nie zaklada pomocniczego stosowania prawa krajowego, lecz poprzestaje
jedynie na przyznaniu zgloszeniom wspdlnotowego znaku towarowego dokonanym w OHIM tego
samego waloru prawnego co przyslugujacy zgloszeniom dokonanym w urzedach krajowych.
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Z tego wynika, ze prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, aby godzina i minuta dokonania zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego byly brane pod uwage przez prawo krajowe dla celéw ustalenia
pierwszenstwa czasowego wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do krajowego znaku
towarowego, zgloszonego w tym samym dniu, gdy krajowe przepisy regulujace rejestracje tego
ostatniego znaku towarowego uznaja w tym wzgledzie godzine i minute zgloszenia za istotne.

W $wietle catoksztaltu powyzszych rozwazan na przedstawione pytanie nalezy odpowiedzie¢, ze art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 ze zmianami nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze nie pozwala on na
uwzglednienie nie tylko dnia, lecz réwniez godziny i minuty dokonania zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego do OHIM dla celéw ustalenia pierwszenstwa czasowego wspélnotowego znaku
towarowego w odniesieniu do krajowego znaku towarowego zgloszonego w tym samym dniu, gdy
krajowe przepisy regulujace rejestracje krajowego znaku towarowego uznaja w tym wzgledzie godzine
i minute zgloszenia za istotne.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione
przez strony postepowania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 27 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspllnotowego znaku towarowego, w brzmieniu zmienionym przez rozporzadzenie (WE)
nr 1992/2003 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, ze nie pozwala
on na uwzglednienie nie tylko dnia, lecz réwniez godziny i minuty dokonania zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) dla celéw ustalenia pierwszenstwa czasowego wspolnotowego
znaku towarowego w odniesieniu do krajowego znaku towarowego zgloszonego w tym samym
dniu, w sytuacji, gdy krajowe przepisy regulujace rejestracje krajowego znaku towarowego uznaja
w tym wzgledzie godzine i minute zgloszenia za istotne.

Podpisy
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